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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

Die Beschwerdefiihrerin (Anmelderin) hat Beschwerde
gegen die Entscheidung der Prifungsabteilung eingelegt,
mit der die europadische Patentanmeldung mit der Nummer

16 728 259.9 zurickgewiesen wurde.

Die Prifungsabteilung hat die Zurickweisung unter
anderem mit einem Mangel an Klarheit (Artikel 84 EPU,
Hauptantrag) sowie damit begrindet, dass die in
Hilfsantrag 5 (entsprechend den Anderungen in
Hilfsantrag 4 im Beschwerdeverfahren) gemachten
Anderungen Sachverhalte einbridchten, die iilber den
Gegenstand der Anmeldung in der eingereichten Fassung

hinausgingen.

Die Beschwerdefilhrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der
Grundlage des Hauptantrags oder eines der Hilfsantrage
1 bis 6, eingereicht mit dem Schreiben vom

12. Januar 2024, zu erteilen.

In einer Mitteilung zur Vorbereitung der miindlichen
Verhandlung teilte die Kammer der Beschwerdefilthrerin
ihre vorlaufige Meinung zu den strittigen Punkten der

Klarheit sowie der unzuladssigen Erweiterung mit.

Im Verlauf der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
nahm die Beschwerdefiihrerin die Hilfsantrage 1-3

zurick.

Am Schluss der mindlichen Verhandlung beantragte die
Beschwerdefiithrerin daher, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des

Hauptantrags oder der Hilfsantrage 4 bis 6, alle
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eingereicht mit dem Schreiben vom 12. Januar 2024, zu

erteilen.

Anspruch 1 gemal Hauptantrag lautet wie folgt (mit der
von der Beschwerdefiihrerin in der Beschwerdebegriindung

verwendeten Merkmalsgliederung) :

M1.1 ,Verfahren zum Betreiben eines Kihlsystems,
das
M1.2 einen einen Warmetauscher (38)

integrierenden groRen Kihlkreis und

M1.3 einen den Warmetauscher (38) ausschlielenden
kleinen Kihlkreis ausbildet, wobei

M1.4 der Warmetauscher (38)

M1.4.1 eine Mehrzahl von Warmetauscherrohren (44),
die fir eine Durchstrdimung mittels eines
Kihlmittels und flir eine UmstrOomung mittels
eines Kihlmediums vorgesehen sind, und

M1.4.2 an die Warmetauscherrohre (44) an deren
Enden angeschlossene Warmetauscherkdsten
(48, 58) umfasst,

M1.4.3 wobeili zumindest ein erster (48) der
Warmetauscherkdsten

M1.4.3.1 einen Einlass (50) und einen Auslass (52)
aufweist, und

M1.4.3.2 dieser erste Warmetauscherkasten (48)
zwischen dem Einlass (50) und dem Auslass
(52) mittels eines Verschlusselements (40)
variabel verschlieBbar ist, und

M1.5 wobei zum Umschalten von einem Betrieb des
Kihlsystems in dem kleinen Kihlkreis auf
einen Betrieb in dem groRen Kihlkreis ein
Umschaltventil (28) betatigt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass
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flir zumindest zwei aufeinanderfolgende
Umschaltungen von dem kleinen Kihlkreis auf
den groRen Kihlkreis der Grad des
Verschlusses des ersten Warmetauscherkastens
(48) durch Einstellen verschiedener
Stellungen des Verschlusselements (40)

verandert wird.“

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 4 lautet wie folgt

(Anderungen gegeniiber dem Hauptantrag durch die Kammer

mittels Unterstreichung hervorgehoben) :

MI.1

M1.2

MI1.3

MI1.4

MI1.4.

M1.4.

M1.4.

MI1.4.

MI1.4.

sVerfahren zum Betreiben eines Kihlsystems,
das

einen einen Warmetauscher (38)
integrierenden groBen Kihlkreis und

einen den Warmetauscher (38) ausschlieBenden
kleinen Kihlkreis ausbildet, wobei

der Warmetauscher (38)

eine Mehrzahl von Warmetauscherrohren (44),
die flir eine Durchstrdomung mittels eines
Kihlmittels und fir eine Umstrdmung mittels
eines Kihlmediums vorgesehen sind, und

an die Warmetauscherrohre (44) an deren
Enden angeschlossene Warmetauscherkdsten
(48, 58) umfasst,

wobei fir eine U-fdrmige Strdmungsfihrung

des Kihlmediums zumindest ein erster (48)

der Warmetauscherkasten

einen Einlass (50) des Warmetauschers (38)

und einen Auslass (52) des Warmetauschers

(38) aufweist, und

dieser erste Warmetauscherkasten (48)

zwischen dem Einlass (50) und dem Auslass
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(52) mittels eines Verschlusselements (40)

variabel verschlieRbar ist, und

M1.5 wobei zum Umschalten von einem Betrieb des
Kihlsystems in dem kleinen Kihlkreis auf
einen Betrieb in dem groBlen Kihlkreis ein
auBerhalb des Warmetauschers vorgesehenes
Umschaltventil (28) betatigt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M1.6 flir zumindest zwei aufeinanderfolgende
Umschaltungen von dem kleinen Kihlkreis auf
den groRen Kihlkreis der Grad des
Verschlusses des ersten Warmetauscherkastens
(48) durch Einstellen verschiedener
Stellungen des Verschlusselements (40)

verandert wird, indem flir eine erste

Umschaltung von dem kleinen Kihlkreis auf

den groBen Kihlkreis der Grad des

Verschlusses des ersten Warmetauscherkastens

(48) durch Einstellen einer ersten Stellung

des Verschlusselements (40) auf einen ersten

Wert eingestellt wird und fiur eine auf die

erste Umschaltung folgende zweite

Umschaltung von dem kleinen Kihlkreis auf

den groBen Kihlkreis der Grad des

Verschlusses des ersten Warmetauscherkastens

(48) durch Einstellen einer zweiten Stellung

des Verschlusselements (40), die sich wvon

der ersten Stellung unterscheidet, auf einen

zweiten Wert, der sich von dem ersten Wert

unterscheidet, eingestellt wird.™

Die Argumente der Beschwerdefithrerin kdénnen wie folgt

zusammengefasst werden:

Anspruch 1 des Hauptantrags sei klar im Sinne des
Artikels 84 EPU.
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Wie und ob die Ventilstellung wahrend eines andauernden
Betriebs in dem groBen Kiihlkreis veradndert werde, sei
nicht Teil des Anspruchs. Dies sei bewusst offen

gelassen, begriinde jedoch keinen Mangel an Klarheit.

Auch hinsichtlich einer U-fdrmigen Durchstromung seien
alle wesentlichen strukturellen Merkmale im Anspruch 1
definiert. Dass die U-fdrmige Durchstrdmung nicht
explizit beansprucht sei, begriinde ebenfalls keinen

Mangel an Klarheit.

Die Préposition , fir“ sei eindeutig und so zu
verstehen, dass damit ein Kausalzusammenhang definiert
werde. Jeder Umschaltung von dem kleinen auf den groBen
Kiihlkreis sei somit eine bestimmte Stellung des
Verschlusselements zugeordnet, welche dann bei der
nachsten Umschaltung verandert werde. Andere Lesarten
stiinden im Widerspruch zur Beschreibung, welche zur
Interpretation der Anspriche herangezogen werden misse.
Die Anspriiche sollten nicht isoliert von der
Beschreibung auf eine Art ausgelegt werden, welche
nicht von der Beschreibung gestiitzt ware, wobei
wiederum ein Erfordernis des Artikels 84 EPU nicht

erfillt ware.

Das Verschlusselement und das Umschaltventil
definierten zwei funktionale Komponenten, die
strukturell von derselben Einheit umgesetzt werden
konnten. Die Ausfiihrungen in der Beschreibung, wonach
Verschlusselement und Umschaltventil durch dasselbe
Bauteil gebildet werden konnten, stehe dazu nicht im

Widerspruch.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 4
erfiille die Voraussetzung des Artikels 123 (2) EPU. Es
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sei nicht ersichtlich, welche urspriinglich nicht
offenbarte inhaltliche Anderung mit Ausnahme einer
begrifflichen Unterscheidung der zwei Umschaltungen,

Stellungen und Werte verbunden sein konnte.

Entscheidungsgriunde
1. Hauptantrag - Artikel 84 EPU

Anspruch 1 des Hauptantrags geniigt nicht dem
Erfordernis der Deutlichkeit gemidB Artikel 84 EPU. Die
Formulierung ,fiir zumindest zweil aufeinanderfolgende
Umschaltungen von dem kleinen Kihlkreis auf den groBen
Kihlkreis™ lasst mehrere Lesarten zu, wobei nicht klar
ist, welche davon den Schutzumfang definiert. Darliber
hinaus ist aufgrund der Ausfihrungen in der
Beschreibung, wonach das Verschlusselement auch als
Umschaltventil dienen kann, unklar, ob es sich dabei um
ein und dasselbe Bauteil oder um separate Bauteile
handelt.

1.1 Stellung des Verschlusselements wdhrend eines
andauernden Betriebs des Kiihlsystems in dem grofBen
Kiihlkreis

In der angefochtenen Entscheidung (siehe Entscheidungs-
grinde 20.3) hat die Prifungsabteilung die Auffassung
vertreten, dass das kennzeichnende Merkmal M1l.6 unter
anderem deshalb unklar sei, weil daraus nicht
herausgelesen werden konne, wann der Grad des
Verschlusselements gedndert werde und wann nicht.
Insbesondere sei es mdglich, dass das Verschlusselement
zum Beispiel zwischen den Umschaltungen permanent in
einer gedffneten Stellung bleiben konnte. Das

Kihlsystem wiirde dabei mit einem permanent gedffneten
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Bypass betrieben werden, was fir eine fachkundige

Person keinen Sinn ergebe.

Hierzu hat die Kammer bereits in ihrer Mitteilung zur
Vorbereitung der miindlichen Verhandlung dahingehend
Stellung genommen, dass sie jedenfalls allein aus
diesem Grund in diesem Punkt keinen Klarheitsmangel
erkenne. Denn der Anspruch lasse es tatsdchlich offen,
ob das Verschlusselement nach dem Umschalten vom
kleinen auf den groRBen Kihlkreis noch fir einige Zeit

oder sogar auf Dauer offen bleibe.

Die Kammer stimmt vielmehr der Beschwerdefilhrerin darin
zu, dass es nicht Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist,
wie und ob die Ventilstellung wahrend eines andauernden
Betriebs in dem groBen Kihlkreis dann jeweils noch
verandert wird. Wie von der Beschwerdefiihrerin
argumentiert, umfasst das beanspruchte Verfahren auch
die Moglichkeit, dass das Verschlusselement wahrend des
gesamten Betriebs in dem groBen Kihlkreis mit teilweise
gedbffnetem Verschlusselement betrieben wird. Dies wilirde
zwar zUu einem nicht optimalen Betrieb des Kiihlsystems
fithren, ein Mangel an Klarheit ergibt sich allein
daraus jedoch nicht (siehe jedoch unten,

Entscheidungsgriinde 1.4).

Die Kammer hat daher keinen Grund, von ihrer
vorlaufigen Meinung abzugehen und bestdtigt diese
hiermit. Das Verfahren des Anspruchs 1 des Hauptantrags
ist in Bezug auf die Ventilstellung wa&hrend eines
andauernden Betriebs in dem groBen Kihlkreis nicht

eingeschrankt.

In ihrer Mitteilung hat die Kammer dariiber hinaus die

drei im Folgenden abgehandelten Punkte erwahnt, die auf
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die Erfillung des Erfordernisses der Klarheit im Sinne
des Artikels 84 EPU zu prifen sind.

Einschrédnkung auf eine U-formige Durchstrémung

In ihrer Mitteilung (siehe Punkt 3.2) hat die Kammer
ausgefiihrt, dass der Anspruch 1 nicht auf eine U-
formige Durchstrdmung eingeschrankt ist. In
Ubereinstimmung mit der Beschwerdefilhrerin bestatigt

die Kammer hiermit diese Einschatzung.

In ihrer Mitteilung hat die Kammer dariber hinaus
ausgefihrt, dass bei einem nicht U-fdrmig, sondern
langsdurchstromten Warmetauscher die genannte
Temperaturdifferenz zwischen zwei benachbarten
Stromungskandlen und die damit verbundenen
Warmespannungen nicht auftrdten. Die Beschwerdefilthrerin
hat dazu argumentiert, dass ein Fachmann den Anspruch
mit all seinen darin definierten, strukturellen
Merkmalen so lesen wlirde, dass sich etwaige
Unklarheiten aufldsten und der beanspruchte Gegenstand
technisch Sinn ergebe. Im Anspruch 1 sei ein
Warmetauscher mit einem ersten Warmetauscherkasten,
umfassend einen Einlass und einen Auslass, definiert.
Damit seien alle relevanten Merkmale im Anspruch
genannt. Aus der Beschreibung sei klar erkennbar, dass
die genannte Problematik bei U-fdérmigen Warmetauschern

auftrete.

Der Kammer erkennt darin jedoch keine Einschrankung auf
eine U-fd6rmige Durchstrdémung. Sie kommt allerdings
nunmehr auch zu dem Schluss, dass dies keine Unklarheit
begriindet. Der Anspruch ist vielmehr hinsichtlich der
Durchstrémungsrichtung bzw. -form nicht eingeschrankt.
GemdaB denselben Uberlegungen wie oben hinsichtlich der

Stellung des Verschlusselements wahrend eines dauernden



4.

-9 - T 1256/22

Betriebs in dem groBen Kihlkreis (siehe oben,
Entscheidungsgriinde 1.1) ist der Umstand, dass gewisse
Probleme nicht bei allen vom Anspruch mit umfassten
Ausgestaltungen auftreten oder manche dieser
Ausgestaltungen im Hinblick auf die Aufgabenstellung
weniger sinnvoll sind als andere, kein Indiz fir eine

mangelnde Klarheit.

Er stellt auch keinen Anlass fir eine einschréankende
Lesart dar. Ein nicht im Anspruch definiertes Merkmal
kann nicht willkiirlich durch Hinzuziehung der
Beschreibung in den Anspruch hineingelesen werden. In
diesem Punkt ist der Anspruch daher breit auszulegen.
Auf den konkreten Fall bezogen bedeutet dies, dass
Anspruch 1 nicht auf eine U-fd6rmige Durchstrdémung und
damit auch nicht auf einen bestimmten Warmetauschertyp

beschrankt auszulegen ist.

Selbst wenn die Frage der Hinzuziehung der Beschreibung
anders gesehen wiirde, ka@me es hierauf im Ergebnis nicht
an, weil es Anspruch 1 des Hauptantrags jedenfalls aus

den folgenden Grinden an Klarheit mangelt.

Bedeutung der Prédposition ,fiir"“ und Auslegung des
Merkmals M1.6

Die Prifungsabteilung hat in ihrer Entscheidung (siehe
Entscheidungsgriinde 20.6) festgestellt, dass das Wort
,firY im Kontext des Anspruchs 1 keine eindeutige
Bedeutung habe. Die Kammer kommt, wenn auch mit anderer
Begrindung, im Ergebnis ebenfalls zu diesem Schluss, so
dass das Merkmal M1.6 das Erfordernis der Klarheit
gemdl Artikel 84 EPU nicht erfullt.

Die Beschwerdefiihrerin hat argumentiert, dass das Wort

.. XY

,fUirY in Merkmal M1.6 einen Kausalzusammenhang
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definiere. Jeder Umschaltung vom kleinen auf den groBen
Kiihlkreis sei eine bestimmte Stellung des Verschluss-
elements zugeordnet. Diese Stellung bestimme den Grad
des Verschlusses des ersten Warmetauscherkastens. Der
Grad des Verschlusses werde bei der nachsten
Umschaltung verandert, damit sich der Punkt der
héchsten Warmewechselbeanspruchung im Warmetauscher
jewells verlagere. Die Zuordnung des Grads des
Verschlusses zur jeweiligen Umschaltung werde durch die
Formulierung ,fiir zumindest zweil aufeinanderfolgende

Umschaltungen“ zum Ausdruck gebracht.

Dies stellt jedoch nur eine mdogliche Lesart des
Merkmals M1.6 dar. Die Kammer halt mindestens zwei
weitere, technisch sinnvolle Lesarten fiir mdglich, und
zwar wie folgt:

Zum einen kann sich die Praposition ,flir"“ auf eine
Zeitspanne beziehen (im Sinne von ,fiir zwei WochenY).
Der Ausdruck ,fir zumindest zweili aufeinanderfolgende
Umschaltungen“ kann daher als die Zeitspanne zwischen
einer ersten und einer darauffolgenden zweiten
Umschaltung aufgefasst werden. Das Merkmal MI1.6 kann
daher auch dahingehend ausgelegt werden, dass der Grad
des Verschlusses des ersten Warmetauscherkastens
wahrend dieser Zeitspanne durch Einstellen
verschiedener Stellungen des Verschlusselements
verandert wird.

Zum anderen kann die Praposition , fur™ auch als
Definition eines Kausalzusammenhangs im engeren Sinn
verstanden werden (im Sinne von , fir einen bestimmten
Zweck", das Eine ist der Grund fir das Andere).
Versteht man das Merkmal M1.6 in diesem Sinn, so wirde
der Grad des Verschlusses dazu verandert werden, um

damit die zumindest zwei aufeinanderfolgenden
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Umschaltungen zu erreichen. Dies geschieht auch
tatsdchlich in der in der Beschreibung (siehe Seite 15,
dritter vollstédndiger Absatz) beschriebenen
Alternative, in der das Verschlusselement 40 auch als
Umschaltventil 28 dient (und somit kein separates
Umschaltventil vorhanden ist). Wahrend der Aufwarmphase
bleibt in diesem Fall das Verschlusselement 40
gedbffnet, und der erste Warmetauscherkasten wird als
Bypass genutzt, um das Kihlmittel in dem kleinen
Kihlkreis zirkulieren zu lassen. Hat der Motor seine
Betriebstemperatur erreicht, wird das Verschlusselement
40 geschlossen und damit der Bypass durch den ersten
Warmetauscherkasten versperrt. Das Kihlmittel flieRt
dann im groBen Kihlkreis durch den Warmetauscher. Dabei
stellt das gedffnete Verschlusselement eine erste
Stellung und damit einen ersten Grad des Verschlusses
des ersten Warmetauscherkastens dar, und das
geschlossene Verschlusselement eine zweite Stellung und
damit einen zweiten Grad des Verschlusses des ersten
Warmetauscherkastens. Die Veranderung des Grades des
Verschlusses von der gedffneten Stellung zu der
geschlossenen Stellung geschieht damit zum Zweck der
(bzw. ,flir die“) Umschaltung von dem kleinen Kihlkreis
auf den groBen Kihlkreis. Da dies bei jeder Umschaltung
vom kleinen auf den groBen Kihlkreis erfolgt, geschieht
es auch ,fir zumindest zwei aufeinanderfolgende

Umschaltungen"“.

Keine der drei Lesarten lasst sich allein aus dem

Kontext des Anspruchs 1 ausschlieBen. Weder sind

einzelne Lesarten technisch unsinnig, noch stehen sie
im Widerspruch zu anderen Merkmalen des Anspruchs. Das
Merkmal M1.6 lasst sich daher auf verschiedene Weisen
verstehen, ohne dass von vornherein klar ware, welche
davon den Schutzumfang definiert. Das Merkmal M1.6 ist

somit mehrdeutig.
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Die Beschwerdefilhrerin hat dazu argumentiert, dass
zumindest gemd@B einem Teil der Rechtsprechung der
Kammern zur Auslegung der Anspriche die Beschreibung
nicht auBer Acht gelassen werden dirfe. Vielmehr misse
der Wortlaut eines Anspruchs im Kontext der gesamten
Anmeldung gelesen werden. Aus der Beschreibung und der
der Anmeldung zugrundeliegenden Problematik sei klar,
wie das Merkmal M1.6 zu verstehen sei. Da die
Beschreibung nur diese eine Auslegung ermdgliche, seien
etwaige andere Auslegungen entgegen dem dritten
Erfordernis des Artikels 84 EPU nicht von der
Beschreibung gestitzt. Der Patentanspruch solle nicht
gemadl einem Verstadndnis ausgelegt werden, welches
wiederum selbst nicht durch die Beschreibung gestitzt
ware und damit wiederum dieses Erfordernis des Artikels
84 EPU nicht erfiillen wiirde.

Diesem Argument folgt die Kammer nicht. Ein Riuckgriff
auf die Beschreibung ist im vorliegenden Fall nicht
angezeigt. Die Beschwerdefiihrerin hat sich zwar auf
einen ,Teil der Rechtsprechung“ bezogen, jedoch keine
konkrete Beschwerdekammerentscheidung zitiert.
Ausfihrungen idber einen eventuell mdéglichen Rickgriff
auf Artikel 84 EPU und das Erfordernis der Stitzung
durch die Beschreibung zum Zweck der Auslegung der
Patentanspruche finden sich beispielsweise in der
Entscheidung T 169/20 (siehe Entscheidungsgriinde 1.2.1,
1.2.2, 1.2.4, 1.2.5 und 1.2.7). Die Ausfihrungen in
dieser Entscheidung lassen jedoch ebenfalls nur die
Schlussfolgerung zu, dass im vorliegenden Fall die
Beschreibung gerade nicht zur Auslegung eines

mehrdeutigen Merkmals heranzuziehen ist.

Die Kammer hat in T 169/20 grundsatzlich die Gultigkeit
der Erfordernisse des Artikels 84 EPU als
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Rechtsgrundlage fiur die Entwicklung von Argumenten im

Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren bejaht.

Sie kam zu dem Schluss, dass die Bedingung ,durch die
Beschreibung gestiitzt™ in Artikel 84 EPU eine
Rechtsgrundlage dafiir darstelle, wie und wann Anspriche
im Hinblick auf die Beschreibung ausgelegt werden
sollen (siehe Entscheidungsgrinde 1.2.5, dritter
Absatz). In demselben Absatz unmittelbar darauffolgend
betont die Kammer jedoch auch, dass die Rolle der
Beschreibung als Mittel zur Auslegung des
Anspruchsgegenstandes auf jene Ausnahmesituationen
beschrankt ist, in welchen dieser Rluckgriff sowohl

notwendig als auch moglich ist.

Der vorliegende Fall betrifft die Auslegung eines
mehrdeutigen Anspruchsmerkmals im Erteilungs- bzw.
Erteilungsbeschwerdeverfahren, wo es dem Anmelder
freisteht, im Rahmen der urspringlichen Offenbarung die
Anspriiche zu andern. Insbesondere kann er ein
mehrdeutiges Anspruchsmerkmal durch Aufnahme einer
Klarstellung ergadnzen oder das mehrdeutige Merkmal
durch ein eindeutiges ersetzen. Ein Rickgriff auf die
Beschreibung zur Auslegung des mehrdeutigen Merkmals

ist daher im vorliegenden Fall nicht notwendig.

Zum selben Schluss kam auch die Beschwerdekammer in

T 2968/19 (siehe Entscheidungsgrinde 1.3.4) unter
Verweis auf die Entscheidung der GroBen
Beschwerdekammer G 1/04, Griunde 6.2, sowie auf die
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage 2022,
IT.A.3.1. DemgemaBl soll die Bedeutung der Merkmale fir
einen Fachmann aus dem Wortlaut des Anspruchs allein

klar hervorgehen.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass das Merkmal

M1.6 aufgrund der Formulierung ,fir zumindest zwei
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aufeinanderfolgende Umschaltungen von dem kleinen
Kihlkreis auf den groBen Kihlkreis™ nicht eindeutig ist
und somit dem Erfordernis der Deutlichkeit des Artikels
84 EPU nicht geniigt. Eine auf eine mdgliche Lesart
eingeschréankte Auslegung im Hinblick auf die

Beschreibung ist nicht angezeigt.

Mbéglichkeit der Identitdt von Umschaltventil und

Verschlusselement

Anspruch 1 des Hauptantrags ist auf ein Verfahren
gerichtet, in dem ein Kihlsystem betrieben wird,
welches bestimmte, im Anspruch definierte, strukturelle
Merkmale umfasst. So wird in Merkmal M1.4.3.2
definiert, dass der erste Warmetauscherkasten zwischen
dem Einlass und dem Auslass mittels eines

Verschlusselements (40) wvariabel verschlieBbar ist. In

Merkmal M1.5 ist festgelegt, dass zum Umschalten wvon
einem Betrieb des Kiihlsystems in dem kleinen Kihlkreis
auf einen Betrieb in dem groRen Kihlkreis ein

Umschaltventil (28) betadtigt wird. Nichts deutet darauf

hin, dass es sich bei den separat eingefilthrten
Merkmalen , Verschlusselement™ und , Umschaltventil™ um
ein und dasselbe Bauteil handeln konnte. Anspruch 1 ist
in diesem Punkt als klar im Sinne des Artikels 84 EPU
anzusehen, da eindeutig zwei verschiedene Merkmale zur
Definition von zwei verschiedenen Bauteilen eingefiihrt
werden. Dieses Verstandnis wird zusatzlich auch noch
dadurch bestarkt, dass den Merkmalen unterschiedliche

Bezugszeichen zugeordnet sind.

Die Ausfiihrungen in der Beschreibung, Seite 15, dritter
vollstandiger Absatz, wonach das Verschlusselement 40
auch als Umschaltventil 28 dienen kann, stehen dazu

jedoch im Widerspruch. Entgegen den Anforderungen des
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Artikels 84 EPU ist Anspruch 1 in diesem Punkt daher

nicht von der Beschreibung gestitzt.

Die Beschwerdefiihrerin hat argumentiert, dass

Anspruch 1 in diesem Punkt bewusst breit formuliert
sei. Es seien zwei funktionale Komponenten definiert,
die strukturell von derselben Einheit umgesetzt werden
konnten. Darin sei kein Widerspruch zu einem der

Erfordernisse des Artikels 84 EPU zu sehen.

Dies Uberzeugt die Kammer nicht. Insbesondere ist
Anspruch 1 in diesem Punkt eben gerade nicht breit
formuliert, sondern fihrt an zwei verschiedenen Stellen
zwel verschiedene Begriffe filir zwei verschiedene
strukturelle Merkmale ein. Mittels des
Verschlusselements soll der erste Warmetauscherkasten
variabel verschlossen werden, wahrend mittels des
Umschaltventils von einem Betrieb im kleinen Kihlkreis
auf einen Betrieb im groBRen Kihlkreis umgeschaltet
werden soll. Entgegen der Argumentation der
Beschwerdefiithrerin handelt es sich dabei nicht
lediglich um funktionale Komponenten, sondern um die
strukturellen Merkmale ,Verschlusselement“ und
,Umschaltventil™, welche zur Definition der
Verfahrensschritte bzw. Funktionen in einem
Verfahrensanspruch an sich gar nicht ndétig waren. Hatte
die Beschwerdefilthrerin den Anspruch bewusst breit
halten wollen, ware es daher mdéglich gewesen, nur die
Verfahrensschritte ohne Hinweis auf die strukturellen
Merkmale zu definieren. Das explizite Einfiihren der
strukturellen Merkmale aber, mittels welcher einerseits
der erste Warmetauscherkasten variabel verschlossen
wird und andererseits der Betrieb vom kleinen Kihlkreis
auf den groBen Kihlkreis umgeschaltet wird, lasst
keinen anderen Schluss zu, als dass sich die

Beschwerdefihrerin in Anspruch 1 bewusst auf ein



.5.

- 16 - T 1256/22

Verfahren festgelegt hat, in welchem die separat
eingefihrten strukturellen Merkmale ,Verschlusselement®
und ,Umschaltventil™ auch jeweils getrennt voneinander
als solche vorliegen. Die Beschreibung steht jedoch zu
diesem Verstandnis eindeutig im Widerspruch, was an
sich, d. h. im Hinblick auf dieses Verstandnis, von der

Beschwerdefihrerin auch nicht bestritten wurde.

Die Beschreibung steht daher im Widerspruch zu
Anspruch 1, welcher ein separates Vorliegen von
Umschaltventil und Verschlusselement voraussetzt. Der
Anspruch ist in diesem Punkt nicht vollumfanglich wvon
der Beschreibung gestitzt. Auch deshalb ist den
Erfordernissen des Artikels 84 EPU nicht Geniige getan.
Die Erteilung eines Patents auf der Grundlage der
Anspriche des Hauptantrags kommt daher nicht in
Betracht.

Hilfsantrag 4 - Artikel 84 EPU

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 erfillt nunmehr das
Erfordernis der Klarheit im Sinne des Artikels 84 EPU.

Von den drei Moglichkeiten, das Merkmal M1.6 des
Hauptantrags auszulegen, werden durch die in Anspruch 1
des Hilfsantrags 4 angefigten Konkretisierungen zweil
Auslegungen ausgeschlossen. Dadurch, dass explizit auf
,flir eine erste Umschaltung" und auf ,flr eine zweite
Umschaltung"“ Bezug genommen wird, kann es sich nicht
mehr um die Zeitspanne zwischen der ersten und zweiten
Umschaltung handeln. Dadurch, dass eine erste Stellung
und eine zweite Stellung, die sich von der ersten
Stellung unterscheidet, definiert werden, ist auch
ausgeschlossen, dass das Verschlusselement beide Male
in dieselbe Stellung gebracht wird. Somit kann es sich

nicht sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten



- 17 - T 1256/22

Umschaltung lediglich um das SchlieBen des
Verschlusselementes handeln. Letzteres Verstandnis ist
auBerdem deshalb ausgeschlossen, weil im Merkmal M1.5
gemal Hilfsantrag 4 explizit ein ,auBerhalb des
Warmetauschers vorgesehenes Umschaltventil™ definiert
ist, mittels welchem von dem kleinen auf den groBen

Kihlkreis umgeschaltet wird.

Es verbleibt somit nur noch die wvon der
Beschwerdefiithrerin vertretene Auslegung des Merkmals
M1.6, wonach jeder Umschaltung von dem kleinen auf den
groBen Kihlkreis eine bestimmte, jedoch gegeniiber der
bei der vorherigen Umschaltung eingenommenen Stellung
verschiedenen Stellung des Verschlusselements
zugeordnet ist. Die Mehrdeutigkeit des Merkmals M1.6

ist damit ausgeraumt.

Anspruch 1 gemaRl Hilfsantrag 4 ist noch deutlicher als
jener des Hauptantrags auf strukturell separat
vorliegende Bauteile eines Umschaltventils sowie eines
Verschlusselements gerichtet. Der Anspruch ladsst in
diesem Punkt keine Zweifel offen und erfiillt somit das
Klarheitserfordernis des Artikels 84 EPU.

Trotz der umfangreichen zusatzlichen Angaben in
Anspruch 1 sieht die Kammer keine Verletzung des
Knappheitserfordernisses des Artikels 84 EPU. Der
Anspruch ist zwar lang, dennoch ist kein einzelnes
Merkmal unndétig. Insbesondere werden die zusatzlich
aufgenommenen Merkmale als notwendig erachtet, um die

Klarheit herzustellen.

Um den Mangel an Stiitzung durch die Beschreibung
auszuraumen, ware diese noch anzupassen. Insbesondere
ware der die Identitat von Verschlusselement und

Umschaltventil betreffende Absatz in der Beschreibung
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zUu streichen oder eindeutig als nicht zu der Erfindung

gehorend zu kennzeichnen.

Hilfsantrag 4 - Artikel 123 (2) EPU

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 4

bringt keinen Sachverhalt ein, der iiber den Inhalt der
Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht. Das
Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU ist daher erfiullt.

Die Prifungsabteilung hat hinsichtlich der
Konkretisierung des Merkmals M1.6 (siehe
Entscheidungsgriinde 26.4) festgehalten, dass in der
Beschreibung keine ,erste Umschaltung™ und keine
szweite Umschaltung“, sowie auch keine ,erste Stellung"“
und keine ,zweite Stellung™ offenbart sei. Weiterhin
sei auch keine Einstellung ,auf einen ersten Wert"“™ und

,auf einen zweiten Wert“™ offenbart.

Diesem Verstandnis kann sich die Kammer nicht
anschlieRBen. Wenn es in der Beschreibung auch keine
wortliche Offenbarung dieser Begrifflichkeiten gibt,
kann es sich doch bei den bereits im Anspruch 1 gemal
urspringlicher Fassung genannten zwei aufeinander-
folgenden Umschaltungen schwerlich um etwas anderes
handeln als um eine erste und eine zweite Umschaltung.
Die bloBe Benennung zweier aufeinanderfolgender
Umschaltungen als ,erste™ und ,zweite“ Umschaltung figt
keinerlei neue Information hinzu. Dasselbe gilt
sinngeméal fir die erste und zweite Stellung
hinsichtlich der verschiedenen Stellungen des
Verschlusselements sowie flir deren ersten und zweiten

Wert.

Das weitere Argument der Prifungsabteilung, dass sich

die Konzepte ,erste Umschaltung“/,zweite Umschaltung",
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,erste Stellung“/,zweite Stellung™ und ,auf einen
ersten Wert“/,auf einen zweiten Wert™ nicht in direkter
Weise aus der Anmeldung und insbesondere nicht aus dem
Anspruch 1 in der eingereichten Fassung ableiten
lieRen, weil das Kennzeichen des Anspruchs 1 unklar
sei, Uberzeugt die Kammer ebenfalls nicht. Diese
Konzepte sind nach Ansicht der Kammer eindeutig aus der
Gesamtheit der urspriinglich eingereichten Unterlagen
ableitbar, auch wenn der Anspruch 1 in der

eingereichten Fassung alternative Lesarten zulasst.

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 4 erfiillt daher die
Erfordernisse der Artikel 84 und 123 (2) EPU. Die
Beschreibung ist jedoch nicht an den geédnderten
Anspruch 1 angepasst und steht daher nicht im Einklang
mit dem Erfordernis des Artikels 84 EPU, wonach die

Anspriiche durch die Beschreibung gestiitzt sein miissen.

Die Kammer hat sich nicht damit befasst, ob die
gegenstandliche Anmeldung den iUbrigen Erfordernissen
des EPU geniigt. Insbesondere hat sie nicht geprift, ob
der Gegenstand des Anspruchs 1 neu ist und auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht. Diese Punkte sind
jedoch auch nicht Teil der angefochtenen Entscheidung.
Es ware somit an der Kammer, erstmals iber diese
Patentierbarkeitsvoraussetzungen zu entscheiden. Dies
widersprache jedoch dem eigentlichen Sinn und Zweck des
Beschwerdeverfahrens, erstinstanzliche Entscheidungen
zu Uberprifen. Die Kammer bt deswegen das ihr nach
Artikel 11 VOBK zustehende Ermessen dahin aus, die
Sache an die Prifungsabteilung zur weiteren
Entscheidung zurilickzuverweisen (siehe auch Artikel

111 (1) EPU).
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Prifungsabteilung zur

weiteren Entscheidung zurickverwiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



